Fallo arbitral por dominio “elsupremo.cl”

CRISTIAN ANTONIO MOLINA DELGADO

-v—

DELTA EDIFICACION S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 07 de Abril de 2011

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF 13153, de 15 de Noviembre de 2010, el
cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su
designacién como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcién del

nombre de dominio “elsupremo.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A,,
persona juridica dedicad al rubro de su denominacion, RUT N°©

96.806.980-2, domiciliada para estos efectos en Hendaya N° 60, piso



4, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante
del nombre de dominio “elsupremo.cl”
07 de Julio de 2010, a las 14:59:09 horas GMT y CAMBIASO HNOS

S..A.C., persona juridica dedicada al rubro de su denominaciéon, RUT

, el cual pidié a su favor el dia

NO 91.438.000-6, domiciliada, para estos efectos, en Huérfanos
1189, piso 7, Comuna de Santiago, quien tiene la calidad de segundo
solicitante del mismo nombre de dominio “elsupremo.cl”, el cual pidi6
a su favor el dia 23 de Julio de 2010, a las 14:02:35 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 16 de Noviembre de 2010, la
cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptd el cargo y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto
seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para
el dia 30 de Noviembre de 2010, a las 15.30, horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citacidon referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segln consta de
los comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 4 y

5 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 30 de Noviembre de 2010, a las 15,30 horas,
tuvo lugar el comparendo decretado en rebeldia del primer solicitante
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. y con la asistencia de dofa
CATALINA OTERO PEREZ, Abogada, del Estudio Juridico Puga Ortiz,
quien lo hace por el segundo solicitante CAMBIASO HNOS S.A.C., en
virtud de patrocinio y delegacidon de poder que el tribunal tuvo
presente y por acompanados los documentos respectivos. El arbitro
procedid a calificar la consignaciéon decretada en su primera
resolucion, estimandola bastante y, acto seguido, atendida la

circunstancia de la rebeldia del primer solicitante, el tribunal



procediod a fijar las normas de procedimiento a las que se ceiiira la
controversia, todo ello segun consta del acta levantada al efecto y

que rola en autos.

SEXTO: Que con fecha 30 de Noviembre de 2010, se notifico a las
partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta

en autos.

SEPTIMO: Que la parte del segundo solicitante CAMBIASO HNOS
S.A.C., representada por el Juridico Puga Ortiz, mediante escrito
presentado por el abogado don JUAN ENRIQUE PUGA VALDES, solicita
la asignacion del nombre de dominio “elsupremo.cl”, basado en los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

En el plano de los hechos sefala que su mandante CAMBIASO HNOS
S.A.C., opera en La comercializacion y venta de productos Supremo,
tales como El Supremo y Te Supremo, ademas Te Supremo Ceylan
Canela, Te Supremo Ceylan Oro, Te Supremo Brasil, Te Supremo La
Rendidora, Te Supremo Ceylan Express, Te Supremo Verde con
limon, Te Supremo Verde con Vainilla y varios otras clases mas de

Te Supremo, que en este fallo no es del caso reproducir.

Agrega que la historia de Te Supremo se remonta a 1875, en que
llega a Chile don Antonio Cambiaso Lavagetto y funda una sociedad
para dedicarse a la importacion y venta de te. A su muerte sus hijos
continlan con este mismo negocio y se procede a registrar las
marcas comerciales con las expresiones SUPREMO y EL SUPREMO,
para distinguir sus productos en el mercado, marcas que gozan en
la actualidad de fama y notoriedad. Se insertan a continuacion en
este fallo imagenes de productos identificados con las marcas
SUPREMO vy EL SUPREMO.



Los nombres de dominio solo se pueden otorgar a un prestador, y es por esto y porque
la finalidad de mi representado es que le sea asignado el nombre de dominio puesto
que éstos son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar
diversos productos y servicios que son ofrecidos en el mercado. De los antecedentes
aportados se puede desprender que existe plena congruencia entre nuestro
representado y el dominio elsupremo.cl, ya que éste es concordante con los demas
dominios solicitados con anterioridad, las marcas comerciales de las que es titular y las
actividades comerciales que desarrolla tales como la comerciglizacion de TE
SUPREMO. La fama

i i icitari li fio mi cliente.

1.g) De esta forma, nuestro representado Cambiaso Hnos S.A.C es duefio de una serie
de marcas comerciales debidamente registradas en el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, que derivan de la expresion "SUPREMO" y “"EL SUPREMO" y de algunas
otras expresiones derivadas de ésta tales como: EL SUPREMO, TE SUPREMO, Té
Supremo Ceyldn Canela, Té Supremo Ceylan Oro, Té Supremo Brasil, Té Supremo
La Rendidora, Té Supremo Ceylan Express, Té Supremo Verde con limédn, Té
Supremo Verde con vainilla, Té Supremo Verde Sencha Japonés, Té Supremo



1.e) Otro factor que es fundamental considerar es la presencia del TE SUPREMO en el
extranjero. Mi representada ha abierto mercados en el exterior comercializando su té
“Supremo” en diversos paises. En este punto se hace ain méas evidente la importancia
de contar con el nombre de dominio del nombre de la marca estrela de mi
representada -TE SUPREMO - puesto que es una puerta al exterior para dar a conocer
el producto nacional gue esta siendo comercializado en mercados internacionales y que
ha sido tan bien acogido no sdlo por los chilencs, sino que también por los extranjeros.

1.f) Nuestro representado CAMBIASO HNOS S.A.C, se encuentra utilizando como
marca de sus productos la marca comercial "SUPREMO” de la que es ftitular v
comercializando los productos “TE SUPREMO”, bajo las siguientes marcas: EL
SUPREMO vy TE SUPREMO, ademés de Té Supremo Ceylén Canela, Té Supremo
Ceylan Oro, Té Supremo Brasil, Té Supremo Lz Rendidora, Té Supremo Ceylan
Express, Té Supremo Verde con limén, Té Supremo Verde con vainilla, Té Supremo
Verde Sencha Japonés, Té Supremo Blanco, Té Supremo Aromatizado Manzana
Canela, Té Supremo con Naranja, Té Supremo Seis Sabores, Té Supremo con
limén, Té Supremo Amaretto, Té Supremo Menta, Té Supremo Earl Grey, Yerba
Mate Supremo, Té Supremo Assam, Té Supremo Royal Darjeeling, Té Supremo
Earl Grey, Té Supremo English Breakfast, Té Supremo Aguita Femenina, Te
Supremo Aguita Energizante, Té Supremo Especial, Supremo De Los Andes, Slper
Supremo, Supremo Ocho Hierbas, Té Supremo Manzanilla de las cuales adjunto

fotografias a continuacion:




Blanco, Té Supremo Aromatizado Manzana Canela, Té Supremo con Naranja, Té
Supremo Seis Sabores, Té Supremo con limén, Té Supremo Amaretto, Té
Supremo Menta, Té Supremo Earl Grey, Yerba Mate Supremo, Té Supremo Assam,
Té Supremo Royal Darjeeling, Té Supremo Earl Grey, Té Supremo English
Breakfast, Té Supremo Aguita Femenina, Té Supremo Aguita Energizante, Te
Supremo Especial, Supremo De Los Andes, Super Supremo, Supremo Ocho
Hierbas, Té Supremo Manzanilla.

1.h) Hago presente sefior arbitro, que los nombres de dominio son una manera de

identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios

- que son ofrecidos en el mercado - a través de la Web, y no se asignan con el objetivo

de impedir a otros interesados hacer uso del nombren en cuestidn.

Con los antecedentes anteriormente expuestos y los documentos acompafiados, se
confirma y demuestra que la pretension de nuestra representada de registrar el nombre
de dominic elsupremo.cl, se funda en antecedentes concretos, objetivos y
demostrables ya que por de pronto, ha sido Cambiaso Hnos S.A.C quienes han dado
notoriedad y fama a la expresién “EL SUPREMO”", sus marcas y productos derivados.

En el orden de los fundamento de derecho invoca la aplicacidon de los
articulos 15, 22 y 23 del Reglamento de NIC Chile que se relacionan
con el procedimiento de inscripcion y de revocacién de nombres de
dominio, que no se reproducen en este fallo por ser ampliamente
conocidos. Asimismo, cita en su favor la disposicion del articulo 19 N°
25 de la Constitucidén Politica de la Republica, sobre proteccién del
derecho de autor y la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.
Acompafia también a su demanda los documentos que acreditan la
existencia de sus marcas comerciales. El Tribunal proveyd traslado de
la demanda por tres dias al primer solicitante y se notificé a las

partes por correo electronico.



OCTAVO: El primer solicitante ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES

S.A. no contest6 dentro de plazo la demanda del segundo solicitante.

NOVENO. Con fecha 12 de Enero del afio en curso se recibid la
causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes
controvertidos los siguientes: “Derechos y/o interés de las partes en
el nombre “elsupremo.cl” y utilizacion efectiva que las partes han
hecho del nombre “elsupremo”. Esta resolucién fue notificada a las

partes por correo electrénico con fecha 21 de Enero de 2011.

DECIMO. Con fecha 2 de Marzo de 2011, el segundo solicitante
acompand documentos con citacidon de parte contraria, que acreditan
su pretension sobre el nombre de dominio materia de este arbitraje.
El tribunal tuvo por acompafados los documentos en la forma
solicitada, se agregaron a los autos y se notificé a las partes por

correo electrénico.

UNDECIMO.- Con fecha 11 de marzo se fijo el plazo de 5 dias para
observaciones sobre la prueba rendida y del proceso en general,
resolucion que fue notificada a las partes por correo electronico, con

esa misma fecha.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante,
CAMBIASO HNOS S.A.C., y por todos los documentos acompafnados

oportunamente a los autos y no objetados, resulta ser que se trata de



una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo
sus marcas comerciales mediante su inscripcién en el Departamento
de Propiedad Industrial, en las que se incluyen las expresiones
“"SUPREMO”, “EL SUPREMO” y “TE SUPREMOQO”, tal como se detalla en

los acapites séptimo de la parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar
si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por si

|ll
.

mismos un mejor derecho al nombre de dominio “elsupremo.c

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de
dominio se aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST
SERVED”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio
tiene su excepcidn en la acreditacion de un mejor derecho por la
parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El
valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades
en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor
derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoracién, de
modo tal que el Unico modo romper dicha igualdad de derechos es
con la aplicacion no de una regla de derecho objetivo, sino del
principio "FIRST COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite la parte
de CAMBIASO HNOS S.A.C. presentd prueba completa de su mejor
derecho al nombre de dominio en cuestién, como segundo solicitante

del mismo.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial
para este sentenciador no soélo la invocacion del principio FIRST COME
FIRST SERVED sino que ademas el primer solicitante hubiere

acreditado su mejor derecho, mediante una prueba convincente, lo



gue en el hecho no ocurrid, toda vez que se mantuvo rebelde

durante todo el juicio y no presentd prueba alguna en su favor.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio
“elsupremo.cl” por parte del primer solicitante constituye una
amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede
verse afectada por la confusidén y por la dilucién marcaria, toda vez
que al concebir el primer solicitante hombre de dominio en conflicto
en funcién de la marca SUPREMO, que identifica las marcas
registradas con la expresién SUPREMO, del segundo solicitante, por lo
que puede entenderse que el dominio “elsupremo.cl”, forma parte de
las de marcas "SUPREMO” “EL SUPREMO” y TE SUPREMOQO” e inducir a
creer que existe unidn entre el dominio asi configurado y las marcas

ya indicadas del segundo solicitante.

Y visto, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo

1, sobre procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “elsupremo.cl” al
segundo solicitante, esto es, CAMBIASO HNOS S.A.C., RUT N©
91.438.000-6, persona juridica dedicada al rubro de su
denominacidon, domiciliada para estos efectos en Huérfanos 1189,

piso 7, Comuna de Santiago, Santiago.
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SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por

haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifiquese por correo electronico y a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucidén por el Arbitro y dos testigos. Remitase

el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales

recursos.
Ricardo Sandoval Lépez
Juez Arbitro
Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N© 7.189.578-5

Testigo Testigo



